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Periode 1 oktober 2009 – 1 januari 2010 
Jurisprudentie 
Merkenrecht
Het territoriale aspect bij een inbreuk op een bekend 
gemeenschapsmerk
In de zaak Pago v Tirolmilch van het Hof van Justitie van 
6 oktober 2009 [C-301/07] stond het in Oostenrijk zeer be-
kende gemeenschapsbeeldmerk ‘Pago’ centraal. Dit merk 
kenmerkte zich door een afbeelding van een groenen gla-
zen fles met een karakteristieke dop en etiket. In Oosten-
rijk werd in deze fles onder de naam ‘Pago’ vruchtensap ver-
kocht. Aanleiding voor het geschil was de verkoop van een 
vruchtendrank onder de naam ‘Lattella’ door Tirolmilch 
eveneens in glazen flessen. Het gemeenschapsmerk Pago en 
de door Tirolmilch gebruikte flessen kenden een grote gelij-
kenis. Pago wilde het gebruik van deze flessen door Tirol-
milch tegengaan. Pago beriep zich in deze procedure op het 
feit dat zij in Oostenrijk een zeer bekend merk is. Een van 
de prejudiciële vragen die het Hof van Justitie werd voor-
gelegd had betrekking op de in artikel 9, lid 1, sub c van de 
Verordening inzake het Gemeenschapsmerk neergelegde 
territoriale voorwaarde dat het moet gaan om een ‘in de Ge-
meenschap bekend merk’. Hiervan is volgens het Hof van 
Justitie sprake wanneer het gemeenschapsmerk bekend is 
bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door 
dat merk aangeduide waren of diensten beschermd zijn, in 
een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Eu-
ropese Gemeenschap. Ten aanzien van de voorliggende ca-
sus merkte het Hof van Justitie op dat het grondgebied van 
de betrokken lidstaat (Oostenrijk) als een aanmerkelijk ge-
deelte van het grondgebied van de Gemeenschap kon wor-
den beschouwd.
Uitputting 
Uit afspraken die door de distributeur van Dieselproduc-
ten in Spanje, Portugal en Andorra zijn gemaakt volgt dat 
het Spaanse bedrijf Flexi Casual gerechtigd is bij wijze van 
marktverkenning het merk ‘Diesel’ te gebruiken op door 
naar eigen ontwerp vervaardigde schoenen. Deze specifie-
ke bevoegdheid om het merk ‘Diesel’ op zelf vervaardig-
de schoenen aan te brengen wordt vervolgens door een be-
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stuurder van Flexi Casual aan het bedrijf Cosmos gegeven. 
Zonder toestemming van de merkhouder of de distributeur 
in Spanje, Portugal en Andorra gaat Cosmos aan de slag. 
De door Cosmos gemaakte schoenen worden via een twee-
tal Spaanse ondernemingen door Makro aangekocht en in 
Nederland aan het publiek aangeboden. In deze hele opeen-
schakeling van feiten die zich alle binnen de EER hebben 
afgespeeld, is een moment ontstaan dat de exploitatie in 
ruimere zin niet meer op een expliciete toestemming van de 
merkhouder kan worden teruggevoerd. De vraag doet zich 
dan ook voor of er sprake is van een impliciete toestemming 
die maakt dat het merkrecht van de merkhouder is uitge-
put. In de prejudiciële vragen die in dit kader door de Hoge 
Raad worden gesteld wordt het Hof van Justitie verzocht 
duidelijkheid te verschaffen omtrent de maatstaven die 
moeten worden aangelegd teneinde te beoordelen wanneer 
er van een (impliciete) toestemming sprake is in de situatie 
dat de waren direct in de EER in de handel zijn gebracht. 
Bij het beantwoorden van deze vragen wordt door het Hof 
van Justitie in het arrest van 15 oktober 2009 (Makro v Die-
sel) [C-324/08] uitvoering aandacht besteed aan de eerde-
re uitspraak inzake Zino Davidoff (d.d. 20 november 2001), 
waarin uitleg is gegeven aan het begrip ‘impliciete toestem-
ming’ zoals bedoeld in artikel 7, lid 1 van de Merkenricht-
lijn in de situatie dat de waren buiten de EER in de handel 
zijn gebracht. Er bestaat naar het oordeel van het Hof van 
Justitie geen reden om de in Zino Davidoff genoemde crite-
ria enkel te beperken tot de situatie dat de eerste verhande-
ling van de waren buiten de EER heeft plaatsgevonden. Het 
voorgaande brengt met zich dat artikel 7, lid 1 van de Mer-
kenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de toestem-
ming van de merkhouder tot het verhandelen van waren 
onder zijn merk direct in de EER door een derde die niet 
economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet 
kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit 
uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het 
binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het 
oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de 
merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht. 
Slaafse nabootsing
Verkoop van op Lego gelijkende speelgoedbouwsystemen door 
Mega Brands
De bekende bouwsystemen LEGO en DUPLO bestaan al zo 
lang dat de (deels) octrooirechtelijke bescherming hiervan 
inmiddels is komen te vervallen. Lego is thans op grond van 
het leerstuk van de slaafse nabootsing van oordeel dat Mega 
Brands onrechtmatig handelt als deze in Nederland speel-
goedbouwsystemen gaat aanbieden die (kort gezegd) compa-
tible zijn met LEGO en DUPLO. Ingevolge vaste rechtspraak 
is nabootsing van een product dat niet (meer) door enig intel-
lectuele eigendomsrecht wordt beschermd toegestaan, zelfs 
indien daardoor verwarring ontstaat. Dit is slechts anders 
indien een andere weg had kunnen worden ingeslagen zon-
der aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen 
en doordat dit is nagelaten verwarring bij het publiek is ont-
staan. De verplichting om nodeloze verwarring te voorkomen 
geldt ook indien een bij afnemers van de producten bestaan-
de behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging kan 
zijn voor het verwarringswekkend nabootsen van een pro-
duct. In de onderhavige zaak van Lego v Mega Brands was 
reeds door het Hof vastgesteld dat er bij een aanmerkelijk 
deel van het in aanmerking komende publiek een behoefte 
bestond aan bouwsteentjes die compatible en uitwisselbaar 
zijn met LEGO en DUPLO. Om deze compatibiliteit en uit-
wisselbaarheid te bewerkstelligen was nodig dat de steentjes 
van Mega Brands zich in maatvoering en uiterlijk niet on-
derscheiden van die van Lego. De Hoge Raad acht in het ar-
rest d.d. 20 november 2009 (LJN: BJ6999) niet onbegrijpelijk 
het door het Hof gegeven oordeel dat er voor Mega Brands 
een rechtvaardiging bestond om de steentjes van Lego na te 
bootsen en dat Mega Brands door het aanbrengen van een 
verschil in kleur en de (plaats van de) naamsvermelding ge-
vaar van nodeloze verwarring heeft voorkomen.
